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R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogota, identificado tat como aparece al pie 

mi firma, en mi carÆcter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo 

uiente ante ci auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal de prórroga previsto en 

articulo 45 de la Decision 486, en los siguientes tØrminos: 

En primer lugar, con ci Ænimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me 

ermito presentar un Canitulo Reivindicatorio Modificado, que reemplaza en su totalidad at 

apitulo Reivindicatorio presentado at momento de radicar la solicitud. 

sI entonces, ci Capitulo Reivindicatorio Modificado ahora contiene sOlo 7 reivindicaciones 

c )rrespondientes a las Reivindicaciones originates 16, 17, 21, 22, y 25 a 27. La nueva 

1 eivindicaciOn 1 corresponde a la antigua Reivindicación 16, con las limitaciones contenidas en 

1  is Reivindicaciones 7, 18 y 24 originates (se especifica que ci pptido es heterOlogo y que 

esenta la secuencia SEQ ID No. 8). 
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alga anotar que las modificaciones efectuadas al Capitulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad 

lo estipulado en ci Articulo 34 de la Decision 486, ya que &as de ninguna manera implican 

ampliación de la protecciOn correspondiente a la divulgacion contenida en la solicitud inicial. 

a- El Examinador argumenta que las Reivindicaciones 28 a 33 no son patentables 

reclaman rnateria existente en la naturaleza. 

b- Considero superada la anterior objeciOn en tanto que las Reivindicaciones 28 a 33 

sido elitninadas del Capitulo Reivindicatorio Modificado. 

a- El Examinador sefiala que las reivindicaciones no son ciaras, puesto que no se 

los pasos y las condiciones para ilevar a cabo el proceso de La invención; ademÆs, se 

definir la invenciOn por un resultado a alcanzar. El Examinador igualmente argumenta 

ci medio enriquecido no se encuentra apropiadamente definido, y que ademas no se entiende 

la reducción de La gluconilaciOn Se efectOa por efecto del medio o por ingenierla genØtica. El 

tambiØn objeta ci hecho que no se efectte la definiciOn del gen que codifica para la 

Finalmente, ci Examinador argumenta que las Reivindicaciones 51-55 

refieren a la producciOn de interleuquina, La cual no es objeto de la presente invención. 

b- Me permto resaitar que ci Capitulo Reivindicatorio Modificado ha sido limitado 

n ci Ænimo de superar las objeciones de claridad efectuadas por ci Examinador, de manera que 

nueva Rcivindicación 1 se liniita exciusivaniente a un mØtodo para prevenir la gluconilaciOn de 

poli$ptido hetcrólogo en un microorganismo, que comprende la expresión en dicho 

ismo del pØptido de secuencia SEQ ID No. 8, que presenta actividad 6-

iolactonasa y que evita la gluconilaciOn del pØptido heterOiogo mencionado 

aiteriormente. 

en las Reivindicaciones dependientes, y tal como lo requirio ci Examinador, se 

la secuencia de ADN que codifica para ci pØptido con actividad 6-fosfogluconolactonasa 

y 4emAs modalidades de la invenciOn. 

4. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por ci Examinador en su 

eamen de fondo No. 192 han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosainente que ci 

Dspacho emita un segundo examen de fondo donde se pronuncie sobre los requisitos de 

paentabi1idad, en particular respecto de la novedad y ci nivel inventivo. Dc lo contrario, ruego 
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� tengan pw cumplidos tales requisitos, en tanto no se desvirtuô ninguno de ellos, y se proceda 

c n la cóncØsion de la patente. 

tentament, 

ARLOS R. OLARTE 

.C. No. 79.782.747 de Bogota 

.P. 74.295 

xos:. 

�Capitulo Reivindicatorlo Modificado 
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1. 

en un 

2. 

colt. 

E%pedlente No. 05.087.345 1 % 
Primer Examen de Fondo 

P20051000123. 

CAPITUO REWINDICATORIO MODWICADO 

(Primer Examen de Fondo) 

In rndtodo pam prevenir la gluconilación de un polipØptido heterologo expresado 

dcroorganismo, que comprende expresar ADN que .codiflca un polipØptido que 

ra actividad de 64osfogluconolactonasa y tiene una secuencia de aminoÆcidosde 

con La secuencia SEQ ID NO:8 en dicho microorganismo, y que expresa ADN que 

pam un polipØptidó  heterologo. 

microorganisnio de. la Reivindicación 1, en  donde dicho inicroorganismo es E. 

3. E1 mØtodo de la Reivindicaciôn I, en donde ci ADN que codifica la enzima 6- 

fosfog1uconolactonasa tiene una identidad de secuencia de 90% respecto a SEQ ID NO:7. 

4. El mØtodo de la Reivindicación 1, en donde ci ADN que codifica la en7ima 6- 

fosfo uconolactonasa tiene una idenlidad de secuencia de 95% respecto a SEQ ID NO:7. 

5. El mØtodo de Ia R.eivindicaciôn 1, en donde ci ADN que codifica La enzima 6- 

fosfo uconolactonasa comprende La secuencia expuesta en SEQ ID NO:7. 

6. 

7. 

El mØtodo de La Reivindicación I, en donde ci ADN es ADN recombinante. 

El mØtodo de La Reivindicación 1, en donde ci ADN se transforma en el ADN 

iico del microorganismo. 
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DIRECCIÔN DE NUEVAS CREACIONES 

ion No. 05-87348 
aciôn Internaclonal (IPC): C1 2N, A01  63/00. 
to TØcnlco No. 2763 

de Invención Patente de Modelo de Utlildad 

ciorial 

;T (fase nacional) Cap.l Cap. U 

I. Internacional PCT/US2004/006507 
de PresentaciOn Internal. 04 de rnarzo de 2004 

Coo resultado del examen definitivo, reatizado con fundamento en el articulo 48 
de l Decision 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina, se le comunica: 

1. ocumentos estudlados 

1,Descri2ci6n: Folios: 89a 125 como se radicô inicialmente 

Reivindicaciones: Folios: 126 a 131 corno se radicO inicialmente 
Folio: 196 àómo se mod ificO el 16/06/10. 

Figuras: Folios: 133 a 160 como se radicO inicialmente 

Prioridad: Folio: I 
Fecha: 04/03/2003 
Pals: US 
Nmero 60/451,686 

Rta. Del soflcitante: Folios: 193 a 195 como se modificO el 16/06/10. 

2.1 Objeto do la Invenclón 

� Titulo de la solicitud (folio 1): "MØtodos para prevenir la gluconoilacion de 
proteinas". 

� La presente solicitud se refiere a mØtodOs para prevenir la gluconoilaciôn de 
polipØptidos producidos en microorganismos. 

� El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de proporcionar 
mØtodos para prevenir la gluconoilaciOn do polipØptidos expresados por 



microorganismos, mediante creàimiehtó del microorganismo en medlo de 
cultivo rico. 

� Para solucionar este problema tŒcnico la sOlicitud en estudlo proporciona un 
mØtodo par prevenir la gluconoilacion de Un polipØptido expresado en un 
microorganismo, que comprØnde hacer crecer dicho microorganismo en un 
medio de cultivo rico. 

La Clasificación Internacional de Patentes (IPC) es: Cl2N, AOIN 63/00. 

De la solicitud de Patente 

Reiviridicaciones (articulo 30 D 486) 

HabiØndose modificado el capitulo reivindicatorlo como fue sugerido, se 
encuentra que Øste define, es claro y conciso y ademØs estØ lo 
suficientemente sustentado por la descripciOn. 

Por lo anterior, las reivindicaciones si cumplen con el art. 30 de la DecisiOn 
486. 

4. Determinación del Estado de.la Tecflióa  

� La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el estado de la tØcnica 
es: 04/03/2003 

Consultadas las bases de datos con que cuenta la oficina y las otras fuentes 
utilizadas para determinar el estado de la tØcnica y habiØndose subsanado las 
objeciones realizadas en el anterior concepto tØcnico 192, no se encontrO 
documento alguno que afecte el objeto de la solicitud. 

S. AnÆlisis de patentabilidad (artIculo 14 D486) 

5.1.Novedad (artIculo 16 D. 486) 

� La reivindicaciôn I y sus dependientes divulgan un mØtodo para prevenir 
la gluconilaciOn de un polipØptido heterOlogo expresado en un 
microorganismo, que comprende expresar ADN que codifica un 
polipØptido que demuestra .actividd de 6-fosfogluconolactonasa y tiene 
una secuencia de aminoÆcidos de acuerdo con la secuencia SEQ ID NO: 
8 en dicho microorganismo, y que expresa ADN que codifica para un 
polipØptido heterOlogo. 

Segón el numeral 4, no se encontrO dentro del estado de la tØcnica, 
documento alguno que evidericiara la existencia de la invenciOn para el 
momento de la presentaciOn prioritaria. 

Por tal razOn las reivindicaciones I a 7 folio 196 son novedosas segUn 10 
estipulado en el articulo 16 de la DecisiOn 486. 
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5.12.Niv Inventivo (articulo 18 D486) 

� .. Las eivihdicaciones estudiadas coffesponden del numeral I a 7 contenidas el �. 
folio 196 

La nvenciôn de la soilcitud define un mØtodo Para prevenir la gluconhlacion 
ox resando ADN quo cod ifica u polipØptido con actividad do. 6- 
fos ogluconolactonasa do Pseudomonas aeruginosa principalmente en E. coil 
0 ido a quo no se tenla informaciôn que evidenciara  la capacidad del gen do 

� P L Para ser codificado porE. óoll y producir iaenzlma, so reconoce la altura 
� in entiva de la presente soiicitud. 

Por onsiguiente so concluye que la presente solicitud tiene nivei inventivo de 
acu rdo a 10 estipulado on at art. 18 do la DecisiOn 486 do Ia ComisiOn do Ia. 
Co unidad Andina. . 

53 AplicaciOn industrial (artfcu!o19 D 486) 
- U 

� � � Las reivindicaciones estUthaàØ  óorresponden . de la  nUmero 1 a la 7 � 
contenidas el folio 198 

�L presente invenciOc si tiene AplicàciOfl Industrial ya. quo su objeto puede ser 
a licado en la industria microbiolOgica. 

Conclusión � 

� n consecuencia y por todo 10 expuesto anteriormente, so recornienda Conceder 
� as reivindicaciones: 1 a 7 (folio: 196) con el titulo modificado: "MØtodoS Para 

revenir la gluconoliaciOn do proteinas por medic de. 1a expresión de la 6- � 
fosfogluconolactonasa en .un.microorgansrno heterólogo". - . ... 

BogotÆ,DC, 

1 

CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO 
No. 2763 COdiilo No. 202089. 
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